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平成２１年５月２１日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成２０年（行ケ）第１０２６２号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成２１年４月２３日

判 決

更生会社佐藤工業株式会社管財人

原 告 Ｘ

原 告 マ ッ ク 株 式 会 社

原告ら訴訟代理人弁理士 永 井 義 久

被 告 株 式 会 社 演 算 工 房

同訴訟代理人弁護士 大 野 聖 二

同訴訟代理人弁理士 鈴 木 守

主 文

原告らの請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第１ 請求

特許庁が無効２００４－３５１３３号事件について平成２０年６月３日にした審

決を取り消す。

第２ 事案の概要

本件は，原告らが，下記１のとおりの手続において下記２の本件発明についての

特許を無効とした別紙審決書（写し）記載の本件審決（その理由の要旨は下記３の

とおり）には，下記４の取消事由があると主張して，その取消しを求める事案であ

る。

１ 本件訴訟に至る手続の経緯

(1) 佐藤工業株式会社及び原告マック株式会社は，発明の名称を「トンネル断

面のマーキング方法」とする特許第２１３８０３５号（平成元年９月１４日特許出
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願（以下「本件出願」という。），平成１０年８月２８日設定登録。請求項の数は，

後記訂正の前後を通じ，全１項である。以下「本件特許」という。）に係る特許権

を共有する者である（甲２０）。なお，佐藤工業株式会社は，平成１４年３月３１

日，東京地方裁判所において，更生手続開始の決定を受け，平成１５年７月１日，

原告Ｘがその管財人に選任された。

(2) 被告は，平成１６年３月１１日，本件特許について，特許無効審判を請求

し，無効２００４－３５１３３号事件として係属した（甲６０）。

特許庁は，同年８月１２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

（甲１９。以下「前審決」という。）をした。

被告は，平成１６年９月９日，東京高等裁判所に対し，前審決の取消しを求める

訴え（同裁判所同年（行ケ）第４０３号。以下「前訴」という。）を提起し，同事

件は，平成１７年４月１日，知的財産高等裁判所に回付された（同裁判所同年（行

ケ）第１０３２５号）。

(3) 知的財産高等裁判所は，平成１９年１月１８日，前審決を取り消す旨の判

決（乙１。以下「前判決」という。）を言い渡し，同年２月５日，同判決は確定し

た。

(4) 原告らは，同年５月７日，本件特許に係る明細書中，特許請求の範囲の記

載等を訂正する旨の訂正請求をした（甲６４）。以下，同請求に係る訂正を「本件

訂正」といい，本件特許に係る本件訂正後の明細書（甲６４添付の訂正明細書）を

「本件明細書」という。

(5) 特許庁は，平成２０年６月３日，本件訂正を認めた上，「特許第２１３８

０３５号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。」との本件審決をし，

同月１３日，その謄本を原告らに送達した。

２ 本件発明の要旨

本件審決が対象とした本件訂正後の請求項１に記載の発明，すなわち，本件発明

は，本件審決が分説の便宜上付した符号によると，次の（Ａ）ないし（Ｉ）のとお
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りである。以下，その符号を付した構成要件をそれぞれ「構成要件（Ａ）」ないし

「構成要件（Ｉ）」という。

（Ａ）レーザー光を投射するレーザー発振器と光波によって距離を測定する光波

測角測距儀とを，レーザー光の光軸と光波の光軸とが平行になるように，前記光波

測角測距儀の鏡筒部に前記レーザー発振器を搭載して，一体としたレーザー光投射

装置と；

（Ｂ）このレーザー光投射装置を支持して，鉛直方向および水平方向に駆動する

駆動装置と；

（Ｃ）前記光波測角測距儀からの測角測距データとトンネル形状情報に基づいて

前記駆動装置を作動させてレーザー光投射装置を鉛直方向および水平方向に移動さ

せる演算制御装置と；を有し，

（Ｄ）前記レーザー光投射装置および前記駆動装置を切羽断面手前の位置に設置

するとともに，予めその設置座標Ｐを知っておき，

（Ｅ）座標が既知の別の基準点Ｏを前記光波測角測距儀により視準し，この視準

による前記設置座標Ｐからの測角測距データを得て，

（Ｆ）他方で，前記切羽断面に前記光波の反射体を置き，前記光波測角測距儀か

ら投光され前記反射体により反射された光波を受光することにより前記切羽断面ま

での距離を測距し測距データを得て，前記演算制御装置に与えられた計画トンネル

線形および計画トンネル断面形状と前記測距データとに基づいて，前記切羽断面上

における複数の作業基準点を設定し，

（Ｇ）前記演算制御装置で前記測角測距データに基づいて前記複数の作業基準点

に向けての前記設置座標Ｐからの鉛直角度および水平角度を演算し，その鉛直角度

および水平角度で前記駆動装置を作動させてレーザー光投射装置を振って，前記作

業基準点にレーザー光を投射させ，

（Ｈ）順次切羽断面上に複数の作業基準点をレーザー光の照射によるマーキング

を行う
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（Ｉ）ことを特徴とするトンネル断面のマーキング方法。

３ 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は，要するに，本件発明は，下記(1)及び(2)の引用例１及び２に

記載された各発明（以下「引用発明１」及び「引用発明２」という。）並びに下記

(3)ないし(14)の周知例１ないし１２に記載された周知の事項に基づいて，当業者

が容易に発明をすることができたものであるから，本件発明についての本件特許は，

特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり，同法１２３条１項２号の規

定により無効にすべきものである，というものである。

(1) 引用例１ 特開昭６１－２６２６１１号公報（甲１）

(2) 引用例２ 株式会社土木工学社昭和６１年９月１日発行の「トンネルと地

下」１７巻９号（通巻１９３号）の７１頁から７８頁までに掲載されたシールド工

法自動化システム編集幹事会による「シールド工法の自動化システム（５） 第４

章 シールドの方向制御」と題する論文（甲２）

(3) 周知例１ ライカ社発行の「Wild GLO2 laser eyepiece」のカタログ（甲９

の１。本件出願日前に頒布された刊行物であることにつき，全当事者間に争いがな

い。）

(4) 周知例２ 全国農業土木技術連盟北海道支部昭和６２年２月２８日発行の

秀島好昭編「農業土木北海道」９号の６頁から９頁まで（甲２４）

(5) 周知例３ 株式会社建設産業調査会昭和４８年９月１０日発行のトンネル

工法ハンドブック編集委員会編「トンネル工法ハンドブック」の１－１０頁，１－

１１頁，１－１９頁及び１－２２頁（甲２６）

(6) 周知例４ ライカ株式会社発行の「ＷＩＬＤセオマットＴ１６００電子式

ユニバーサル・セオドライト」及び「ＷＩＬＤタキマットＴＣ１６００電子式トー

タル・ステーション」の取扱説明書（甲５。本件出願日前に頒布された刊行物であ

ることにつき，全当事者間に争いがない。）

(7) 周知例５ 特開昭６２－１９７１２号公報（甲３７）
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(8) 周知例６ 社団法人日本測量協会平成元年６月１０日発行の「測量」３９

巻６号（通巻４５９号）の７９頁から８５頁までに掲載された吉富幸雄による「ト

ンネル工事の新しい測量システム」と題する論文（甲４５）

(9) 周知例７ 特開昭６２－２８８５１４号公報（甲３６）

(10) 周知例８ 特開昭５９－１８７２１４号公報（甲４０）

(11) 周知例９ 特開昭６２－１６１０１２号公報（甲４８）

(12) 周知例１０ 特開昭６３－２８１０１２号公報（甲４９）

(13) 周知例１１ 特開昭５１－６５６７号公報（甲５０）

(14) 周知例１２ 特公昭６３－２１８７７号公報（甲５１）

４ 取消事由

(1) 取消事由１（相違点１についての判断の誤り）

(2) 取消事由２（相違点３についての判断の誤り）

(3) 取消事由３（相違点４についての判断の誤り）

(4) 取消事由４（相違点５についての判断の誤り）

(5) 取消事由５（相違点６についての判断の誤り）

第３ 当事者の主張

１ 取消事由１（相違点１についての判断の誤り）について

〔原告らの主張〕

本件審決（３１頁下から２行～３２頁１行）は，「相違点１に係る本件発明の構

成は，引用発明１，引用発明２及び周知の事項から，当業者が格別の技術的困難性

を要することなく容易になしえた」旨判断したが，以下のとおり，この判断は誤り

である。

(1) 引用発明２の光波距離計とレーザートランシットの鉛直方向の駆動軸は，

別個に設けられている（前判決２６頁末行～２７頁４行）のであるから，同発明に

おいては，レーザー光の光軸と光波の光軸が常に平行になるわけではなく（甲７０

参照），むしろ，ローリング（シールド掘削機がカッタヘッドと反対方向に回転す
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る。甲７２の段落【０００２】参照）の計測の際には，両光軸が平行であってはな

らないものである（引用例２の７２頁右欄下から７行～末行，７３頁左欄図－４，

７４頁右欄１５行～７８頁右欄末行及び７５頁左欄図－８参照）。

そして，同発明は，測定対象（シールドマシン又は「反射器及び受光器」）の移

動量が小さい（引用例２の７５頁左欄下から６行以下参照）ため，光波（無色透明

のビーム）を回転制御しなくても，シールドマシンの移動距離を測定することがで

きるものであり，他方，引用発明１においては，距離Ｌを知るだけで十分であり，

その際，レーザ光照射ガンから基点Ｐまでの方向とレーザ光照射ガンの照射方向と

は一致していない（角度θを有する。）のであるから，引用発明２の光波距離計付

きレーザートランシットを引用発明１に適用する際，あえて，レーザー光の光軸と

光波の光軸とが常に平行になるようにする構成（以下「常に平行にする構成」とい

う。）を採用する必要はない。これに対し，本件発明が用いられるＮＡＴＭ工法等

においては，切羽前面の反射体の正確な座標を求める必要があるところ，本件発明

の常に平行にする構成を採用することにより，従来技術のような視準をしなくても，

切羽面における反射体の座標を求めることができるものである。

そうすると，引用発明２の光波距離計付きレーザートランシットを引用発明１に

適用する際，常に平行にする構成を採用して一体とすることには，動機付けがない

というべきである。

(2) 本件審決（３１頁下から１２～１０行）は，「引用発明２の上記『光波距

離計付きレーザートランシット』を，引用発明１に適用し，トンネル断面のマーキ

ングに用いることについては，阻害事由はない」旨判断したが，引用発明２がシー

ルド工法において光波距離計付きレーザートランシットを使用するものであるのに

対し，本件発明は，作業基準点に対しレーザー光の照射によるマーキングを行うも

のであり，発破孔を使用しながら掘進するもの（ＮＡＴＭ工法等）である。

そして，シールド工法においては，シールド機械の後面の位置のみを把握するこ

とが必要とされ（引用例２の７２頁左欄の記載及び右欄の図－３参照），先端切羽
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断面上の各位置を把握する必要がないのであるし，シールド先端のカッターの切羽

面全体がトンネル曲線の法線を有する面上にあるか否かを判断するものでもないか

ら，引用発明２においては，切羽断面上の作業基準点を把握する必要がない。

したがって，引用発明２の「光波距離計付きレーザートランシット」を引用発明

１に適用することはできず，本件審決の判断は誤りである。

(3) また，前判決が「引用例２記載の光波距離計付きレーザートランシットを

引用発明１に適用し，トンネル断面のマーキングに用いることについて阻害事由は

ない」と判断しているとしても，その判断は，引用例２記載の光波距離計付きレー

ザートランシットを引用発明１に適用し，引用発明１のレーザ光照射ガンの位置入

力値（離間距離Ｌ）を得ること及び当該位置入力値に基づき引用発明１の「発破孔

装薬位置の墨出しパターン」を表示することについて阻害事由がないとしたものに

すぎない。

これに対し，本件審決（３１頁下から６～３行）は，前判決の前記判断から更に

進んで，「レーザー発振器搭載の具体化手段として，上記『光波距離計付きレーザ

ートランシット』の鏡筒部にレーザー発振器を搭載して一体とすることは，当業者

にとって想到容易の事項ということができる」と判断しているところ，当該判断は，

引用発明２においてレーザ光の光軸と光波距離計の光軸とが常に平行になるとは限

らず，むしろ，常に平行であってはならないこと（前記(1)）や，本件発明におけ

る「光波測角測距儀の鏡筒部にレーザー発振器を搭載して，一体とした」こと（常

に平行にする構成を採用して一体としたこと）の技術的意義（同）を看過したもの

であって，誤りである。そもそも，上記両光軸が常に平行であってはならない引用

発明２の光波距離計付きレーザートランシットを引用発明１に適用しても，本件発

明の「前記光波測角測距儀の鏡筒部に前記レーザー発振器を搭載して，一体とし

た」との構成に想到することはない。

(4) なお，被告は，前判決を援用して，「レーザー発振器と光波測角測距儀の

鉛直方向の駆動軸を同一にすること，すなわち，常に平行にする構成を採用するこ
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とは，引用発明２の光波距離計付きレーザートランシットを引用発明１に適用する

際に単に駆動軸を同一にするという設計事項にすぎ（ない）」と主張する。

しかしながら，前判決は，本件発明の「前記光波測角測距儀の鏡筒部に前記レー

ザー発振器を搭載（する）」との構成についてまで判断したものではないから，こ

の点について，前判決の拘束力は及ばない。

そして，本件訂正により，同構成の技術的な意味（本件明細書５頁２２行～６頁

１１行参照）が明らかとなったのであるから，同構成を採用することが単なる設計

事項であるということはできず，被告の主張は失当である。

〔被告の主張〕

(1) 原告らは，「相違点１に係る本件発明の構成は，引用発明１，引用発明２

及び周知の事項から，当業者が格別の技術的困難性を要することなく容易になしえ

た」旨の本件審決の判断が誤りであると主張するが，前判決（２８頁３～１０行）

において，「仮に，審決（本判決注：前審決である。）の前提とするとおり，構成

要件（Ａ）の『一体とした』との要件が，レーザー発振器と光波測角測距儀が水平

及び鉛直方向の駆動軸を共有することを意味すると解したとしても，引用例２記載

の光波距離計付きレーザートランシットと本件発明（本判決注：本件訂正前の請求

項１に記載された発明（以下「本件訂正前発明」という。）である。）の相違点は，

レーザー発振器と光波測角測距儀が鉛直方向の駆動軸を同一にするかどうかという

点にすぎない。レーザー発振器と光波測角測距儀の水平及び鉛直方向の駆動軸を同

一にすることは，本件発明において技術的な課題として言及されている事項でもな

く，そのような構成とすることに格段の困難があることをうかがわせる証拠もない

ことに照らすと，単なる設計事項というべきである」と判断されているのであるか

ら，レーザー発振器と光波測角測距儀の鉛直方向の駆動軸を同一にすること，すな

わち，常に平行にする構成を採用することは，引用発明２の光波距離計付きレーザ

ートランシットを引用発明１に適用する際に単に駆動軸を同一にするという設計事

項にすぎず，原告らの主張は理由がない。
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(2) 原告らは，「引用発明２においては，ローリングの計測の際には，レーザ

ー光の光軸と光波の光軸が平行であってはならない」と主張するが，前判決（２７

頁７～８行）において，「引用例２記載の装置のレーザートランシットのレーザー

光の光軸と，光波距離計の光波の光軸とは平行に設定されている」と認定されてい

るし，また，同判決（２８頁７～１０行）は，「レーザー発振器と光波測角測距儀

の水平及び鉛直方向の駆動軸を同一にすることは，…単なる設計事項というべきで

ある」と判断しているところ，引用発明２のレーザートランシットと光波距離計の

駆動軸を同一にした状態と原告ら主張に係る「常に平行にする構成」（光波測角測

距儀の鏡筒部にレーザー発振器を搭載するとの構成）により生じる状態との間には，

何らの相違もないから，いずれにせよ，この点に関する原告らの主張も失当である。

なお，原告らは，前訴においても，同旨の主張をしていたものである（乙２の５頁

２０行～６頁５行，乙３の６頁９～１８行参照）。

(3) 原告らは，「引用発明２の…光波距離計付きレーザートランシット…を引

用発明１に適用し，トンネル断面のマーキングに用いることについては，阻害事由

はない」旨の本件審決の判断が誤りであると主張するが，前判決（２９頁９～１３

行）は，「このような本件出願当時の周知技術を考慮すれば，引用例２記載の光波

距離計付きレーザートランシットがトンネル断面のマーキングに使用するものでは

なく，また引用発明１の装置がレーザー光照射ガンであるとしても，引用例２記載

の光波距離計付きレーザートランシットを引用発明１に適用し，トンネル断面のマ

ーキングに用いることについて阻害事由はないというべきである」と判断している

のであって，この理は，本件訂正後においても妥当するというべきであるから，原

告らの主張は失当である。

２ 取消事由２（相違点３についての判断の誤り）について

〔原告らの主張〕

本件審決（３４頁１１～１３行）は，周知例５及び６記載の技術が周知の事項で

あるとした上，「相違点３に係る本件発明の構成は，引用発明１，引用発明２及び
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周知の事項から，当業者が格別の技術的困難性を要することなく容易になしえた」

旨判断した。

しかしながら，引用発明１は，無線送信式操作機を用いた自動墨出し装置を採用

することにより，従来２名の作業者を必要とした墨出し作業を１名の作業者で行う

ことができるようにした完結した技術であるところ，周知例５及び６記載の手法を

採用するとすれば，別の光波測角測距儀を用意したり，必要なデータ数を増やした

り，三角測量（多大の時間と労力を要する甚だ煩わしい作業である。）をしたりし

て，座標値から算出される絶対位置を決定するよう要求され，「高精度の墨出し作

業を短時間に行なうことができる」との引用発明１の技術的思想を毀損してしまう

ことになるから，周知例５及び６記載の技術を引用発明１に適用することには，阻

害事由があるというべきである。

したがって，本件審決の判断は誤りである。

〔被告の主張〕

原告らは，周知例５及び６記載の技術を引用発明１に適用することには阻害事由

があると主張するが，引用発明１の自動墨出し装置を用いることと，測量に必要な

各点の座標を求めることは，互いに矛盾するものでなく，かつ，各点の座標を求め

るための作業が必要となることにより，「作業の省力化」及び「高精度な計測」と

いう引用発明１の効果を奏しなくなるというものでもないから，原告らの主張は失

当である。

３ 取消事由３（相違点４についての判断の誤り）について

〔原告らの主張〕

本件審決（３６頁下から８～６行）は，「相違点４に係る本件発明の構成は，引

用発明１，引用発明２及び周知の事項から，当業者が格別の技術的困難性を要する

ことなく容易になしえた」旨判断したが，以下のとおり，この判断は誤りである。

(1) 引用発明２のシールド工法においては，光波距離計付きレーザートランシ

ットの設置位置が変化しないのに対し，本件発明は，発破孔を使用しながら掘進す



- 11 -

るもの（ＮＡＴＭ工法等）であり，発破による振動等によって，レーザー光投射装

置の設置位置等が変化するものである。したがって，本件発明においては，「座標

が既知の別の基準点Ｏを前記光波測角測距儀により視準し，この視準による前記設

置座標Ｐからの測角測距データを得（る）」との相違点４に係る構成が必要となる。

そうすると，本件審決の判断は，本件発明が前提とする工法と引用発明２のそれ

とが異なることを看過してされたものであるといわざるを得ない。

(2) 本件審決（３６頁８～１９行）は，上記判断の前提として，「引用発明１

においては，…『レーザ光照射ガン（１）並びに垂直および水平回転側エンコーダ

付きモータ（２）（３）』が設置された点から『距離（Ｌ）』にある『被測量壁

面』の『基点（Ｐ）』に向く直線の方向を，『マイクロコンピュータ（５）』にお

ける初期的な方位としてセットしているものということができる」旨認定した。

しかしながら，引用発明１は，基点Ｐを，レーザ光照射ガンと直交する面上にお

ける相対位置として求めるものであり，基点Ｐを知るに当たって測角データを必要

としないものであるから，同発明は，「『基点（Ｐ）』に向く直線の方向」を「初

期的な方位としてセット」することを必要とするものではないし，当該「初期的な

方位としてセット」することを示唆するものでもない。本件審決の認定は，引用発

明１における当該「初期的な方位としてセット」することと，本件発明（レーザー

光投射装置の設置座標Ｐ，別の基準点Ｏ，光波の反射体及び複数の作業基準点の各

位置を，いずれも絶対座標として得ることを前提とするもの）において，設置座標

Ｐから別の基準点Ｏを視準して測角測距データを得ること（相違点４の構成）とを

混同するものであり，誤りである。

(3) 周知技術の適用の可否

ア 本件審決は，周知例５，７及び８に記載された技術を引用発明１及び２に適

用し，「既知の座標点どうしを結ぶことによって一意的に決定されるような方向で

ある，測角測距儀の設置座標から基準点を視準した方向に『マイクロコンピュータ

（５）』をセットするようにすることは，当業者にとって想到容易の事項というこ
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とができる」（３６頁下から１３～９行）と判断したが，そもそも，引用発明２の

光波距離計付きレーザートランシットを引用発明１に適用する際に，常に平行にす

る構成を採用する動機付けは存在せず，また，引用発明１は，上記(2)のとおり，

レーザ光照射ガンと直交する面上における相対位置として基点Ｐを求めた上，墨出

し点Ｐ’についても，基点Ｐを含む当該面上に，基点Ｐに対する相対位置として求

めることができ，測角データを必要としないものであるから，同発明は，本件発明

の「別の基準点Ｏ」や，「別の基準点Ｏを前記光波測角測距儀により視準し，この

視準による前記設置座標Ｐからの測角測距データを得（る）」との構成を必要とし

ないものである。

そうすると，引用発明１においては，周知例７に記載されるように，既知の地点

Ａを視準して測量装置の水平角をゼロセットする必要も技術的意味もないから，周

知例７に記載された技術を引用発明１に適用する動機付けが存在しない。

イ また，周知例５記載の技術を引用発明１に適用することに阻害事由があるこ

とは，取消事由２に係る主張のとおりであるところ，周知例７及び８記載の技術に

ついても，同様のことが当てはまる。

〔被告の主張〕

(1) 原告らは，本件審決の判断が「本件発明が前提とする工法と引用発明２の

それとが異なることを看過してされたものである」と主張するが，本件審決は，引

用発明１において相違点４に係る本件発明の構成を採用することが想到容易であっ

たか否かについて判断したものであるから，原告らの主張は，本件審決の判断内容

を正解しないものとして，失当である。なお，引用発明２の光波距離計付きレーザ

ートランシットを引用発明１に適用することに阻害事由がないことは，取消事由１

に係る主張(3)のとおりである。

(2) 原告らは，「引用発明１は，『基点（Ｐ）に向く直線の方向』を『初期的

な方位としてセット』することを必要とするものではないし，当該『初期的な方位

としてセット』することを示唆するものでもない」と主張する。
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しかしながら，引用例１（２頁左下欄７～１１行）に，基点Ｐを基準として変位

角θだけ回転させるとの記載があるとおり，引用発明１において基点Ｐを視準する

ことは，初期的な方位のセットに相当する。

また，実際の測量において，壁面（トンネルの切羽断面）に直交する方向を見出

すためには，基点Ｐを既知の座標として与えた上，自動墨出し装置により基点Ｐを

視準して初期的な方位をセットする必要があるのであり，基点Ｐが壁面に直交する

方向に存在するから初期的な方位のセットが不要であるなどということはできない。

さらに，所定の点（引用発明１における墨出し点Ｐ’）までの回転角を得るため

には，測量機器の設置点と当該所定の点の２つの点だけで足りるものではなく，何

らかの基準となるものが必要であるから，測角装置（トランシット）を用いるに当

たり，初期的な方位をセットすることは，必須のステップといえる。

以上によれば，原告らの主張は失当である。

(3) 周知技術の適用の可否

ア 原告らは，「周知例７に記載された技術を引用発明１に適用する動機付けが

存在しない」と主張するが，取消事由１に係る主張(1)のとおり，レーザー発振器

と光波測角測距儀の鉛直方向の駆動軸を同一にすることは，単なる設計事項にすぎ

ないから，原告らの主張は理由がない。

イ 原告らは，「周知例５記載の技術を引用発明１に適用することに阻害事由が

あることは，周知例７及び８記載の技術についても当てはまる」旨主張するが，こ

れに対する反論は，取消事由２に係る主張のとおりである。

４ 取消事由４（相違点５についての判断の誤り）について

〔原告らの主張〕

本件審決（３７頁９～１１行）は，「相違点５に係る本件発明の構成は，引用発

明１，引用発明２及び周知の事項から，当業者が格別の技術的困難性を要すること

なく容易になしえた」旨判断したが，以下のとおり，この判断は誤りである。

(1) 引用発明２のシールド工法においては，光波距離計付きレーザートランシ
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ットの設置位置が変化しないのに対し，本件発明は，発破孔を使用しながら掘進す

るもの（ＮＡＴＭ工法等）であり，発破による振動等によって，レーザー光投射装

置の設置位置等が変化するものである。したがって，本件発明においては，「前記

切羽断面に前記光波の反射体を置き，前記光波測角測距儀から投光され前記反射体

により反射された光波を受光することにより前記切羽断面までの距離を測距し測距

データを得（る）」との相違点５に係る構成が必要となる。

そうすると，本件審決の判断は，本件発明が前提とする工法と引用発明２のそれ

とが異なることを看過してされたものであるといわざるを得ない。

(2) 本件審決は，周知例５及び７ないし１２記載の技術が周知の事項であると

した上，上記判断をしたものであるが，周知例５記載の技術を引用発明１に適用す

ることに阻害事由があることは，取消事由２に係る主張のとおりであり，また，周

知例７及び８記載の技術についても，同様のことが当てはまる。

〔被告の主張〕

(1) 原告らは，本件審決の判断が「本件発明が前提とする工法と引用発明２の

それとが異なることを看過してされたものである」と主張するが，これに対する反

論は，取消事由３に係る主張(1)のとおりである。

(2) 原告らは，「周知例５記載の技術を引用発明１に適用することに阻害事由

があることは，周知例７及び８記載の技術についても当てはまる」旨主張するが，

これに対する反論は，取消事由２に係る主張のとおりである。

５ 取消事由５（相違点６についての判断の誤り）について

〔原告らの主張〕

本件審決（３７頁下から１２～１０行）は，「相違点６に係る本件発明の構成は，

引用発明１，引用発明２及び周知の事項から，当業者が格別の技術的困難性を要す

ることなく容易になしえた」旨判断したが，以下のとおり，この判断は誤りである。

(1) 取消事由４に係る主張(1)のとおり，本件発明と引用発明２とは，その前提

とする工法を異にし，本件発明においては，「前記演算制御装置に与えられた計画
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トンネル線形および計画トンネル断面形状と前記測距データとに基づいて，前記切

羽断面上における複数の作業基準点を設定（する）」との相違点６に係る構成が必

要となるのであるから，本件審決の判断は，本件発明が前提とする工法と引用発明

２のそれとが異なることを看過してされたものであるといわざるを得ない。

(2) また，本件審決（３７頁１５～１８行）は，上記判断の前提として，「引

用発明１において，『マイクロコンピュータ（５）』（演算制御装置）に与えられ

たトンネル形状情報には，計画トンネル線形および計画トンネル断面形状が含まれ

ていることは自明の事項であ（る）」旨認定したが，引用発明１の技術的思想は，

基点Ｐを含むレーザ光照射ガンと直交する面上に，墨出し点Ｐ’の基点Ｐに対する

相対位置を決定するというものであって，計画トンネル線形（曲線区間）を想定し

ていないのであるから，本件審決の認定は，理由も明示せずに引用発明１の技術的

思想を逸脱するものとして，誤りである。

〔被告の主張〕

(1) 原告らは，本件審決の判断が「本件発明が前提とする工法と引用発明２の

それとが異なることを看過してされたものである」と主張するが，これに対する反

論は，取消事由３に係る主張(1)のとおりである。

(2) 原告らは，「引用発明１の技術的思想は，計画トンネル線形（曲線区間）

を想定していない」と主張するが，引用発明１は，引用例１の記載（３頁右上欄５

～６行）のとおり，本件発明と同じ用途に使用することができるものであるところ，

トンネルに曲線区間があることは明らかであるから，引用発明１の自動墨出し装置

をトンネル工事に適用する際，マイクロコンピュータに与えられるトンネル形状情

報に曲線区間の情報が含まれることも明らかであって，原告らの主張は理由がない。

第４ 当裁判所の判断

本件審決は，第２の１の「本件訴訟に至る手続の経緯」で摘示したとおり，前審

決が前判決によって取り消された後，原告らの訂正請求を認めた上，本件発明に係

る特許を無効としたものであって，その判断に際しては，前判決の拘束力が及び，
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審判官が前判決の拘束力に従ってした審決は，その限りにおいて適法であり，本件

訴訟においてこれを違法とすることはできないものであるから（最高裁昭和６３年

（行ツ）第１０号平成４年４月２８日第三小法廷判決・民集４６巻４号２４５頁参

照），以下，原告ら主張の取消事由について検討するに当たっても，まず，原告ら

が誤りを主張する本件審決の判断が前判決の拘束力の及ぶものであるか否かを検討

し，次に，前判決の拘束力が及ばないものについて，原告らの主張の当否を検討す

ることとする。

１ 取消事由１（相違点１についての判断の誤り）について

(1) 相違点の確定

前判決が判断の対象とした相違点１（以下「前訴相違点１」という。）と，本件

審決が判断の対象とし，本件訴訟でその判断の誤りが問題となっている相違点１

（以下，前訴相違点１と対比して，便宜，「本訴相違点１」という。）とを確定し

ておくと，下記のとおりである。なお，下線部は，相違点１に係る本件発明の構成

と本件訂正前発明の構成とが異なる部分である。

ア 前訴相違点１

「レーザー光投射装置」が，本件訂正前発明は，光波によって距離を測定する光

波測角測距儀を，レーザー光の光軸と光波の光軸とが平行になるように，レーザー

発振器と一体としたものであるのに対し，引用発明１は，光波測角測距儀を有して

いない点

イ 本訴相違点１

レーザー光投射装置について，本件発明では，「レーザー光を投射するレーザー

発振器と光波によって距離を測定する光波測角測距儀とを，レーザー光の光軸と光

波の光軸とが平行になるように，光波測角測距儀の鏡筒部にレーザー発振器を搭載

して，一体とした」ものであるのに対して，引用発明１では，光波によって距離を

測定する光波測角測距儀を備えていないから，レーザー光の光軸と光波の光軸とが

平行になるように，光波測角測距儀の鏡筒部にレーザー発振器を搭載して，一体と
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したものでない点

(2) 前訴相違点１についての前判決の認定判断

前訴相違点１についての前判決の認定判断（２５頁末行～２９頁１６行）は，以

下のアないしオのとおりである。なお，略語，書証番号，当事者の表記等を含め，

原文のまま引用した上，必要に応じて注を付す。段落符号は，便宜，本判決の段落

符号に続けている。

ア 原告は，審決（本判決注：前審決である。）が甲２（本判決注：引用例２で

ある。）記載の光波距離計付きレーザートランシットのレーザー発振器と光波距離

計とは一体となっていないと認定したのは誤りであり，甲２記載の光波距離計付き

レーザートランシットは構成要件（Ａ）（本判決注：前訴相違点１に係る本件訂正

前発明の構成要件（Ａ）である。）を充足すると主張する。

そこで，まず，甲２記載の光波距離計付きレーザートランシットの構成について

検討する。

(ア) 甲２には，以下の記載（本判決注：その記載は省略するが，引用例２の７

２頁右欄下から９行～７３頁左欄２５行である。）がある。

(イ) 以上の記載によれば，甲２の光波距離計付きレーザートランシットは，光

波距離計を搭載したレーザートランシットであり，そのレーザー光がシールドに取

り付けられた受光器を常に捕捉するとともに，光波距離計からの光波が受光器に取

り付けられた反射器を捕捉するように構成されているものと認められる。そして，

甲２の図-４には，レーザー光の光軸と光波距離計の光波の光軸が，シールドの受

光器と距離計反射器の間隔と同一の間隔を保ちつつ，平行になっている図が示され

ている。

駆動装置については，原告も認めるとおり，甲２の写真-１からは，光波距離計

とレーザートランシットの鉛直方向の駆動軸が別個に設けられているか否かは必ず

しも明らかではなく，むしろ，写真-１を拡大した乙５の３によれば，光波距離計

とレーザートランシットの鉛直方向の駆動軸は別個に設けられていると認められる。
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イ 甲２記載の光波距離計付きレーザートランシットが，構成要件（Ａ）を満た

すかどうかについて検討する。

(ア) 前記認定のとおり，甲２記載の装置のレーザートランシットのレーザー光

の光軸と，光波距離計の光波の光軸とは平行に設定されていると認められるので，

甲２の装置は，「レーザー光の光軸と光波の光軸が平行になるようにしたレーザー

光投射装置」であるということができる。甲２６（本判決注：周知例３である。）

に「視準線とビームがつねに同一芯上に一致しており」と記載されているとおり，

レーザー光軸と視準線とを平行にすることは，本件特許出願前から周知であり，こ

の点は，被告らも争うものではない。

(イ) 構成要件（Ａ）の「一体とした」との要件の意義について，本件明細書

（本判決注：本件訂正前のものである。）には「レーザー光を投射するレーザー発

振器５と光波によって距離を測定する光波測角測距儀６とを，レーザー光の光軸と

光波の光軸とが平行になるように一体とした」（４欄３０～３３行）と記載されて

いるにすぎず，「一体」の意義や程度についての具体的な説明はなされていない。

一般に「一体」とは「一つになって分けられない関係にあること」（広辞苑第５

版）を意味するのであるから，一般的な用語の意味に照らすと，構成要件（Ａ）の

「一体」とは，レーザー発振器と光波測角測距儀が水平及び鉛直方向の駆動軸を共

有することを意味するものとは解し得ず，光波測角測距儀にレーザー発振器が取り

付けられるなどしてひとまとまりの装置を構成していれば足りると解すべきである。

前記判示のとおり，甲２記載の光波距離計付きレーザートランシットは，レーザー

トランシットに光波距離計が搭載され，ひとまとまりの装置として構成されたもの

であるということができるので，構成要件（Ａ）の「一体とした」との要件を充足

するというべきである。

したがって，甲２の光波距離計付きレーザートランシットの「レーザー発振器と

光波距離計とは一体となってはいないとみるのが相当である」との審決の判断は是

認し得ない。
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ウ 仮に，審決の前提とするとおり，構成要件（Ａ）の「一体とした」との要件

が，レーザー発振器と光波測角測距儀が水平及び鉛直方向の駆動軸を共有すること

を意味すると解したとしても，甲２記載の光波距離計付きレーザートランシットと

本件発明（本判決注：本件訂正前発明である。）の相違点は，レーザー発振器と光

波測角測距儀が鉛直方向の駆動軸を同一にするかどうかという点にすぎない。レー

ザー発振器と光波測角測距儀の水平及び鉛直方向の駆動軸を同一にすることは，本

件発明において技術的な課題として言及されている事項でもなく，そのような構成

とすることに格段の困難があることをうかがわせる証拠もないことに照らすと，単

なる設計事項というべきである。

エ 甲２記載の光波距離計付きレーザートランシットは，トンネル断面のマーキ

ングに使用するものではない。しかしながら，１９７７年（昭和５２年）１月に販

売されたと認められるＷｉｌｄ ＧＬＯ２ レーザーアイピース（甲９の１，２（本

判決注：「甲９の１」は，周知例１である。））は，セオドライト（測角儀）に取

り付けてレーザーセオドライトとして使用するものであり，その使用例として「マ

ーキング 穿孔および切断のためのポイント」が挙げられている。また，１９８７

年（昭和６２年）２月２８日発行に係る農業土木北海道第９号（甲２４（本判決注

：周知例２である。））には，レーザートランシットのレーザー光を使用し，マイ

コンにトンネル軌道を予めプログラムした上で，切羽断面の位置，トンネルセンタ

ー等からの離れ，穿孔パターン等のデータに基づいて，穿孔位置をマーキングする

方法が開示されている。さらに，昭和４８年９月１０日発行に係る「トンネル工法

ハンドブック」（甲２６の1-10頁）に記載されたレーザー測量機についても，その

用途として「セオドライトＴＭ－２０Ａに組み合わせたものは角度測定による位置

を決め，方位測定，杭打作業」と記載され，杭を打つ位置を示すためのレーザーマ

ーキングとして用いられることが示されている。このように，測角儀に取り付けら

れたレーザーをトンネル断面のマーキングに用いることは，本件特許出願当時に周

知の事項であったということができる。
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さらに，甲５（本判決注：周知例４である。）には，「高精度な電子式セオドラ

イト」であるＴ１６００に光波距離計を組み合わせて一体にしたトータルステーシ

ョンＴＣ１６００が開示され（甲６により１９８５年に販売されたと認められ

る。），測角儀と測距儀が一体となった測角測距儀も，本件特許出願当時に周知で

あったものと認められる。光波測角測距儀とレーザートランシットは，ともに測量

に用いられる測量機であるから，光波測角測距儀とレーザートランシットとを組み

合わせ，測距儀，測角儀及びレーザー発振器が一体となった装置をトンネル断面の

マーキングに用いることが困難であったとは認められない。

このような本件特許出願当時の周知技術を考慮すれば，甲２記載の光波距離計付

きレーザートランシットがトンネル断面のマーキングに使用するものではなく，ま

た甲１発明（本判決注：引用発明１である。）の装置がレーザー光照射ガンである

としても，甲２記載の光波距離計付きレーザートランシットを甲１発明に適用し，

トンネル断面のマーキングに用いることについて阻害事由はないというべきである。

オ 以上によれば，相違点１に係る構成は，甲１及び２記載の発明，本件特許出

願当時の周知事項により当業者が容易に発明することができたものというべきであ

り，原告の主張する取消事由１は理由がある。

(3) 前判決の拘束力が及ぶ範囲

前判決は，前記説示からして，前訴相違点１について，以下のとおりの認定判断

をしたものと解することができ，この認定判断については，前判決の拘束力が及ぶ

ものといわなければならない。

① 引用例２記載の光波距離計付きレーザートランシットは，光波距離計を搭載

したレーザートランシットであり，レーザートランシットのレーザー光の光軸と光

波距離計の光波の光軸とは，平行に設定されていると認められる。

② 引用例２記載の光波距離計とレーザートランシットの鉛直方向の駆動軸は，

別個に設けられていると認められる。

③ 引用例２の装置は，「レーザー光の光軸と光波の光軸が平行になるようにし
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たレーザー光投射装置」であるといえる。

④ 本件訂正前の構成要件（Ａ）の「一体とした」は，光波測角測距儀にレーザ

ー発振器が取り付けられるなどしてひとまとまりの装置を構成していれば足りると

解すべきであるから，引用例２記載の光波距離計付きレーザートランシットは，

「レーザートランシットと光波距離計とを一体としたレーザー光投射装置」である

といえる。

仮に，上記「一体とした」が，レーザー発振器と光波測角測距儀が水平及び鉛直

方向の駆動軸を共有することを意味すると解したとしても，当該駆動軸を同一にす

ることは，単なる設計事項というべきである。

⑤ 測角儀に取り付けられたレーザーをトンネル断面のマーキングに用いること

は，本件出願当時に周知の事項であったといえる。

⑥ 測角儀と測距儀が一体となった測角測距儀は，本件出願当時に周知であった

ものと認められる。

⑦ 引用例２記載の光波距離計付きレーザートランシットを引用発明１に適用し，

トンネル断面のマーキングに用いることについて阻害事由はないというべきである。

⑧ 前訴相違点１に係る本件訂正前発明の構成は，引用発明１及び２並びに本件

出願当時の周知事項により当業者が容易に発明することができたものというべきで

ある。

(4) 本件審決の判断の当否

ア 以上検討したところによれば，相違点１に係る本件発明の構成中，前訴相違

点１に係る本件訂正前発明の構成に相当する部分につき，「引用発明１，引用発明

２及び周知の事項から，当業者が格別の技術的困難性を要することなく容易になし

えた」旨の本件審決の判断は，前判決の認定判断に従ったものということができる

から，本件審決の当該判断に違法はない。

イ また，相違点１に係る本件発明の構成中，アの部分を除くその余の部分，す

なわち，本件訂正後の「光波測角測距儀の鏡筒部にレーザー発振器を搭載して」と
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の構成（以下「鏡筒部に搭載するとの本件発明の構成」という。）の容易想到性に

ついてみても，前判決は，本件訂正前発明のレーザー発振器と光波測角測距儀の水

平及び鉛直方向の駆動軸（本件発明においても同様である。）を同一にすることが

単なる設計事項であると判断しているものである。

そして，２つの機器の水平及び鉛直方向の駆動軸を同一にすることは，その具体

的な態様として，一方の機器を他方の機器上に搭載するとの態様を当然に含むもの

であるから，前判決は，当然に，鏡筒部に搭載するとの本件発明の構成を採用する

ことが単なる設計事項であると判断したものといえる。

そうすると，「引用発明１の『レーザ光照射ガン（１）』（レーザ光投射装置）

として，…引用発明２の上記『光波距離計付きレーザートランシット』を採用し，

その際に，レーザー発振器搭載の具体化手段として，上記『光波距離計付きレーザ

ートランシット』の鏡筒部にレーザー発振器を搭載して一体とすることは，当業者

にとって想到容易の事項ということができる」と判断した上，鏡筒部に搭載すると

の本件発明の構成につき，「引用発明１，引用発明２及び周知の事項から，当業者

が格別の技術的困難性を要することなく容易になしえた」と判断した本件審決は，

前判決の上記判断に従ったものと評価し得るから，本件審決の当該判断にも違法は

ない。

(5) 原告らの主張の当否

ア 原告らは，引用発明２の光波距離計付きレーザートランシットを引用発明１

に適用する際，「常に平行にする構成」を採用して一体とすることには，動機付け

がないと主張する。

原告らの主張する「常に平行にする構成」というのは，「鏡筒部に搭載するとの

本件発明の構成」をいうが，光波距離計付きレーザートランシットを鏡筒部に搭載

すれば必然的に，あるいは，結果的に常に平行になるというにすぎず，前判決は，

前記(4)イのとおり，鏡筒部に搭載するとの本件発明の構成を採用することが単な

る設計事項であると判断しているところ，その判断は引用発明２の光波距離計付き
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レーザートランシットを引用発明１に適用する際の当業者の動機付けも容認してい

るものということができるから，原告らの主張は，前判決の拘束力に抵触するもの

として，採用することができないというべきである。

イ 原告らは，「引用発明２の上記『光波距離計付きレーザートランシット』を，

引用発明１に適用し，トンネル断面のマーキングに用いることについては，阻害事

由はない」旨の本件審決の判断が誤りであると主張するが，原告らの主張が，前判

決の拘束力に抵触するものとして，失当に帰することは明らかである。

ウ 原告らは，「レーザー発振器搭載の具体化手段として，上記『光波距離計付

きレーザートランシット』の鏡筒部にレーザー発振器を搭載して一体とすることは，

当業者にとって想到容易の事項ということができる」との本件審決の判断について，

「引用発明２においてレーザ光の光軸と光波距離計の光軸とが常に平行になるとは

限らず，むしろ，常に平行であってはならないことや，鏡筒部に搭載するとの本件

発明の構成（常に平行にする構成）の技術的意義を看過したものであり，誤りであ

る」旨主張するが，本件審決の判断は，前判決の判断に従ったものと評価し得るの

であるから，この点においても，原告らの主張は，前判決の拘束力に抵触するもの

として，失当といわざるを得ない。

エ 原告らは，「レーザ光の光軸と光波距離計の光軸が常に平行であってはなら

ない引用発明２の光波距離計付きレーザートランシットを引用発明１に適用しても，

鏡筒部に搭載するとの本件発明の構成に想到することはない」とも主張するが，前

記説示のとおり，鏡筒部に搭載するとの本件発明の構成につき，「引用発明１，引

用発明２及び周知の事項から，当業者が格別の技術的困難性を要することなく容易

になしえた」旨の本件審決の判断は前判決の判断に従ったものと評価し得るから，

この点に関する原告らの主張も，結局は，前判決の拘束力に抵触するものであって，

採用することができない。

オ 原告らは，「鏡筒部に搭載するとの本件発明の構成を採用することが単なる

設計事項であるということはできない」と主張するが，この点に関する原告らの主
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張も，前判決の拘束力に抵触するものとして，失当である。

(6) したがって，取消事由１は理由がない。

２ 取消事由２（相違点３についての判断の誤り）について

(1) 原告らの主張の主旨

原告らは，「引用発明１は，無線送信式操作機を用いた自動墨出し装置を採用す

ることにより，従来２名の作業者を必要とした墨出し作業を１名の作業者で行うこ

とができるようにした完結した技術であるところ，周知例５及び６記載の手法を採

用するとすれば，別の光波測角測距儀を用意したり，必要なデータ数を増やしたり，

三角測量（多大の時間と労力を要する甚だ煩わしい作業である。）をしたりして，

座標値から算出される絶対位置を決定するよう要求され，『高精度の墨出し作業を

短時間に行なうことができる』との引用発明１の技術的思想を毀損してしまうこと

になるから，周知例５及び６記載の技術を引用発明１に適用することには，阻害事

由がある」と主張するが，要するに，原告らは，引用発明１の作用効果に照らし，

当該阻害事由があると主張するものと解されるので，以下，検討する。

(2) 引用発明１の作用効果

ア 引用例１には，概略，次の各記載及び図示がある。

(ア)「〔従来の技術〕

従来より建設工事における墨出し作業はトランシットを使って三角測量するもの

がほとんどである。」（１頁右欄８～１１行）

(イ)「〔発明が解決しようとする問題点〕

…このトランシット測量においては通常作業者がトランシット側と被計測位置と

の双方に２名必要であり，これを１名の作業者で測量すると多大な時間と労力を要

するものでありはなはだ煩わしいものであった。

本発明は上記問題に鑑みて，建設工事における墨出し作業の省力化を図るととも

に高精度な計測を得る墨出し装置を提供することを目的とするものである。」（１

頁右欄下から４行～２頁左上欄６行）
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(ウ)「〔作用〕

…測量における墨出し作業に際して，本発明装置はレーザ光照射装置を墨出しを

必要とする壁面の前方に設置し，エンコーダ付モータを介してレーザ光照射ガンに

よりレーザ光束を縦横二次元方向に照射する構造にしたものであり，墨出作業者は

被測量壁面に近い位置において無線送信式操作機を持ち，該無線送信式操作機から

の信号を受信機を介してマイクロコンピュータのオペレータ信号として入力し，該

マイクロコンピュータにより垂直回転側エンコーダ付モータと，水平回転側エンコ

ーダ付モータに対してそれぞれ上記マイクロコンピュータに記憶された墨出し壁面

の投光点に相当する回転角を出力する。すなわち，第３図に示すごとく壁面（ａ）

とレーザ光照射ガン（１）の距離をＬとすると基点ＰからＬ 離れた墨出し点Ｐ’１

はレーザ光照射ガン（１）を変位角

回転せしめて得られるもので，該変位角（θ）を垂直または水平側エンコーダ付モ

ータの回転角によって駆動する。この場合作業者は投光されたレーザ光スポットの

近傍位置に待機しており，該スポット位置に印付けをすることにより，順次壁面の

墨出し作業を続けることができる。」（２頁右上欄８行～右下欄１行）

(エ)「上記垂直および水平側エンコーダ付モータ（２）（３）はそれぞれマイク

ロコンピュータ（５）によりフィードバック制御されるものであり，該マイクロコ

ンピュータ（５）にはあらかじめ図面等から墨出し位置のデータが入力されており，

レーザ光照射ガン（１）の位置入力値との演算により該マイクロコンピュータ

（５）から照射位置に相当する駆動角度（θ ）（θ ）を両エンコーダ付モータ１ ２

（２）（３）にそれぞれ出力するようになる。上記マイクロコンピュータ（５）は

無線受信機（６）からの作動信号により，所定値を出力するようになり，該無線受

信機（６）は無線送信式操作機（７）からのオペレータ信号を無線により受信する。

したがって作業者はたとえば屋内壁面（ａ）前方にレーザ光照射ガン（１）を設

置し，無線送信式操作機（７）を携帯するとともに，該無線送信式操作機（７）か
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ら操作しながら絞ったレーザ光束（Ｂ）により壁面（ａ）上に照示された照射点

（Ｐ’）により墨出しを行なうものであり，トンネル工事における発破装薬位置の

パターンを表示したり，建築内装工事における壁面の墨出しを行なう等，種種の墨

出しをマイクロコンピュータ（５）の記憶入力を変えるだけで行なうことができ

る。」（３頁左上欄１行～右上欄９行）

(オ)「〔発明の効果〕

以上述べたごとく本発明のレーザ光利用による自動墨出し装置は，作業者が１名

で壁面における墨出し作業を行なうことができるとともに，マイクロコンピュータ

の演算により基点に対して墨出し点の相対位置をきわめて正確に決定するようにな

り，高精度の墨出し作業を短時間に行なうことができる。」（３頁右上欄１０行～

左下欄２行）

(カ) 図面（４頁）

イ 以上の引用例１の記載内容等によれば，引用発明１は，自動墨出し装置（あ

らかじめ入力された墨出し位置のデータ等に基づき，基点Ｐと墨出し点Ｐ’との間

の変位角を演算・出力するマイクロコンピュータと無線受信機とを備え，エンコー

ダ付モータによりレーザ光照射ガンの向きを当該変位角だけ回転させて，墨出し点
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Ｐ’にレーザ光束を照射することができるもの）を被測量壁面の前方に設置し，無

線送信式操作機を携帯した１名の作業者を当該壁面付近に配置した上，当該作業者

が，無線送信式操作機によって自動墨出し装置を遠隔操作し，レーザ光照射ガンを

して墨出し点Ｐ’を照射させ，照射スポット位置に印付けを行うことを繰り返すこ

とにより，順次，墨出し作業を続けることができるというものであり，１名の作業

者が墨出しと印付けを行うことができ，かつ，当該作業者が墨出し装置と被測量壁

面との間を行き来する必要がないことから，墨出し作業を省力化し，これを短時間

で行うことができるとともに，墨出し点Ｐ’の位置がマイクロコンピュータの演算

により極めて正確に決定されることから，高精度の墨出し作業を行うことができる

との作用効果を奏するものと認められる。

(3) 周知技術の適用に係る阻害事由の有無

引用発明１の作用効果が以上のとおりであるとすると，仮に，原告らが主張する

ように，周知例５及び６記載の技術（演算制御装置（コンピュータ）に対して各種

測量に必要となる基準点の位置データを座標データとして与えるとの技術）を採用

すれば，別の光波測角測距儀を用意したり，必要なデータ数を増やしたり，三角測

量をしたりする必要が生じ得るとしても，そのことにより，引用発明１がその「１

名の作業者が墨出しと印付けを行うことができ，かつ，当該作業者が墨出し装置と

被測量壁面との間を行き来する必要がないことから，墨出し作業を省力化し，これ

を短時間で行うことができるとともに，墨出し点Ｐ’の位置がマイクロコンピュー

タの演算により極めて正確に決定されることから，高精度の墨出し作業を行うこと

ができる」との作用効果を奏しなくなり，同発明の技術的思想が毀損されるとまで

いうことはできないと解されるから，周知例５及び６記載の技術を引用発明１に適

用することに阻害事由があるとの原告らの主張は，その前提を誤るものとして，失

当であるといわざるを得ない。

(4) したがって，取消事由２は理由がない。

３ 取消事由３（相違点４についての判断の誤り）について
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(1) 本件発明及び引用発明２の工法の異同

原告らは，本件審決の相違点４についての判断が本件発明の前提とする工法と引

用発明２のそれとが異なることを看過してされたものであると主張する。

しかしながら，本件審決（３６頁２０～３０行）は，引用発明１において，「レ

ーザ光照射ガン（１）」（レーザ光投射装置）として，引用発明２の上記「光波距

離計付きレーザートランシット」を採用するに際し，上記のような測設作業を行う

際の周知の事項のように，既知の座標点どうしを結ぶことによって一意的に決定さ

れるような方向である，測角測距儀の設置座標から基準点を視準した方向に「マイ

クロコンピュータ（５）」をセットするようにすることは，当業者にとって想到容

易の事項ということができると説示しているのであって，その説示は，引用発明２

ではなく，引用発明１において，相違点４に係る本件発明の構成を採用することが

当業者にとって容易に想到し得たものであるか否かについて判断したものであるこ

とが自ずと明らかであるから，原告らの主張は，本件審決の判断内容を正解しない

ものとして，失当といわなければならない。

なお，原告らの主張を，本件発明とその前提とする工法を異にする引用発明２を

引用発明１に適用することができないという趣旨に解する余地があるとしても，そ

のように解した主張であれば，前判決の拘束力に抵触するものとして失当といわざ

るを得ないが，それは前記１(5)イに説示したとおりである。

(2) 引用発明１における初期的な方位のセット

次に，原告らは，「引用発明１においては，…『レーザ光照射ガン（１）並びに

垂直および水平回転側エンコーダ付きモータ（２）（３）』が設置された点から

『距離（Ｌ）』にある『被測量壁面』の『基点（Ｐ）』に向く直線の方向を，『マ

イクロコンピュータ（５）』における初期的な方位としてセットしているものとい

うことができる」とした本件審決の認定が誤りであると主張するので，以下，検討

する。

ア 本件審決（３５頁１１～２４行）は，本件発明において，上記相違点４に係
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る事項は，既知の設置座標Ｐ（Ｘ ，Ｙ ，Ｚ ）に設置されたレーザー光投射装置０ ０ ０

１を用いて，設置座標Ｐから別の既知の基準点Ｏ（Ｘ ，Ｙ ，Ｚ ）を視準するこ１ １ １

とで，演算制御装置が，レーザー光投射装置１の設置座標Ｐから基準点Ｏを視準し

た方向に初期的にセットされ，この初期的にセットされた方位を基準にして，その

後の，切羽断面１８上の最初の作業基準点ａに向けての設置座標Ｐからの水平角度

α及び鉛直角度βを演算することを意味するものということができ，また，上記演

算制御装置に初期的にセットされる方位は，レーザー光投射装置１が設置座標Ｐに

設置された位置において，当該設置座標Ｐと基準点Ｏのように，既知の座標点どう

しを結ぶことによって一意的に決定されるような任意の方向のもの，つまり，単に，

演算制御装置に初期的な方向のセットが正確になされる方向のものであればよいも

のということができると説示し，演算制御装置にセットされる「初期的な方位」の

概念につき，基準となる点（本件発明においては設置座標Ｐ）から切羽断面上の最

初の照射点（本件発明においては作業基準点ａ）に向けての水平角度α及び鉛直角

度βを演算するための基準となる正確な方位（以下「基準方位」という。）との意

義を有するものとしてこれを用いているといえるのであって，本件審決（３４頁２

０行～３５頁９行）が引用する本件明細書の記載によれば，本件審決の上記説示は，

相当なものとして，これを是認することができる。

イ そこで，引用発明１において，マイクロコンピュータ（演算制御装置）に対

し，上記意義を有する「初期的な方位」をセットしているか否かについてみるに，

前記２(1)のとおりの引用例１の各記載及び図示によれば，引用発明１においても，

マイクロコンピュータにレーザ光照射ガンの位置を入力することにより，基準とな

る点（基点Ｐ）から被測量壁面上の最初の照射点（墨出し点Ｐ’）に向けての水平

角度θ 及び鉛直角度θ を演算するための基準方位，すなわち，レーザ光照射ガン２ １

の位置から基点Ｐ（レーザ光照射ガンの位置から被測量壁面に下ろした垂線の足）

に向けての方位を初期的な方位としてセットしているものと認めることができるか

ら，「引用発明１においては，…『レーザ光照射ガン（１）…』が設置された点か
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ら…『基点（Ｐ）』に向く直線の方向を，『マイクロコンピュータ（５）』におけ

る初期的な方位としてセットしているものということができる」とした本件審決の

認定に誤りはないというべきである。

ウ この点に関し，原告らは，本件審決の認定が引用発明１の「初期的な方位」

のセットと，本件発明の相違点４の構成とを混同するとも主張するが，以上説示し

たところに照らせば，当該主張は，本件審決の内容を正解しないものとして，失当

といわなければならない。

(3) 周知技術の適用に係る動機付けの有無

原告らは，周知例７に記載された技術を引用発明１に適用する動機付けが存在し

ない旨主張するが，引用発明１は，前記２(2)のとおり，墨出し点Ｐ’の位置がマ

イクロコンピュータの演算により極めて正確に決定されることから，高精度の墨出

し作業を行うことができるとの作用効果を奏するものであり，そのために，上記

(2)イのとおり，基準となる点（基点Ｐ）から被測量壁面上の最初の照射点（墨出

し点Ｐ’）に向けての水平角度θ 及び鉛直角度θ を演算するための基準方位を初２ １

期的な方位としてセットするものである。

そして，本件審決（３５頁下から１５行～３６頁７行）が認定するとおり，周知

例７に記載された技術（既知点たる点Ｂに測量装置を設置し，点Ｂと既知点たる点

Ａを結ぶ方向Ｘを基準となる方位として定めるとの技術）が当業者に周知のもので

あることは，全当事者間に争いがない。

そうすると，基準となる点から被測量壁面上の最初の照射点に向けての水平角度

θ 及び鉛直角度θ を演算するための基準方位として，周知例７に記載された上記２ １

周知技術を採用し，引用発明１における基準方位（レーザ光照射ガンの位置から基

点Ｐに向けての方位）に代えて，測量装置の設置位置である既知の点（本件発明に

おける設置座標Ｐ）から他の既知の点（本件発明における別の基準点Ｏ）を結ぶ方

位とすることは，当業者が必要に応じて適宜選択することのできる事項であると認

めるのが相当であるし，かえって，引用発明１の基準方位では，基点Ｐが被測量壁
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面上に設定され，かつ，基点Ｐとレーザー光照射点とを結んだ直線が被測量壁面に

鉛直となることが要請されているため，これが引用発明１の利用を妨げる要因とな

らないか懸念されるところ，そのような懸念を抱いた当業者であれば，基点Ｐを引

用発明１のような制約のある点として設定せず，本件発明の設置座標Ｐと基準点Ｑ

というように観念的な任意の点として設定することは，容易に想到し得るところで

あると解されるから，原告らの主張は理由がない。

(4) 周知技術の適用に係る阻害事由の有無

原告らは，周知例５記載の技術を引用発明１に適用することに阻害事由があると

の取消事由２の主張を踏まえ，周知例７及び８記載の技術についても，同様のこと

が当てはまると主張するが，原告らの主張が失当であることは，前記２と同様であ

る。

(5) したがって，取消事由３は理由がない。

４ 取消事由４（相違点５についての判断の誤り）について

(1) 本件発明及び引用発明２の工法の異同

原告らは，「相違点５に係る本件発明の構成は，引用発明１，引用発明２及び周

知の事項から，当業者が格別の技術的困難性を要することなく容易になしえた」と

した本件審決の判断について，「本件発明が前提とする工法と引用発明２のそれと

が異なることを看過してされたものである」と主張するが，原告らの主張が失当で

あることは，前記３(1)と同様である。

(2) 周知技術の適用に係る阻害事由の有無

また，原告らは，周知例５記載の技術を引用発明１に適用することに阻害事由が

あるとの取消事由２の主張を踏まえ，周知例７及び８記載の技術についても，同様

のことが当てはまると主張するが，原告らの主張が失当であることは，前記２と同

様である。

(3) したがって，取消事由４は理由がない。

５ 取消事由５（相違点６についての判断の誤り）について
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(1) 本件発明及び引用発明２の工法の異同

原告らは，「相違点６に係る本件発明の構成は，引用発明１，引用発明２及び周

知の事項から，当業者が格別の技術的困難性を要することなく容易になしえた」と

する本件審決の判断について，「本件発明が前提とする工法と引用発明２のそれと

が異なることを看過してされたものである」と主張するが，原告らの当該主張が失

当であることは，前記３(1)と同様である。

(2) 引用発明１におけるトンネル形状情報

また，原告らは，「引用発明１の技術的思想は，基点Ｐを含むレーザ光照射ガン

と直交する面上に，墨出し点Ｐ’の基点Ｐに対する相対位置を決定するというもの

であって，計画トンネル線形（曲線区間）を想定していない」として，「引用発明

１において，『マイクロコンピュータ（５）』（演算制御装置）に与えられたトン

ネル形状情報には，計画トンネル線形および計画トンネル断面形状が含まれている

ことは自明の事項であ（る）」とした本件審決の認定につき，「理由も明示せずに

引用発明１の技術的思想を逸脱するものとして，誤りである」と主張する。

しかしながら，引用発明１が計画トンネル線形（曲線区間）を想定しているか否

かについて検討すると，計画トンネル曲線を想定していることが引用例１に明確に

記載されているとはいい難いが，前記２(1)エのとおり，引用例１には，「トンネ

ル工事における発破装薬位置のパターンを表示したり…等，種種の墨出しをマイク

ロコンピュータ（５）の記憶入力を変えるだけで行なうことができる」との記載が

あるところ，トンネルが曲線区間を含み得るものであることは自明の事項であるし，

また，引用例１には，引用発明１が曲線区間を含むトンネル工事における発破装薬

位置のパターンを表示することができないことをうかがわせる記載はみられず，か

えって，本件発明の「計画トンネル線形」は，「演算制御装置に与えられ（る）」

もの（構成要件（Ｆ））であるところ，引用発明１も，上記記載のとおり，「種種

の墨出しをマイクロコンピュータ（５）の記憶入力を変えるだけで行なうことがで

きる」ものであり，さらに，トンネルの曲線区間においても，トンネルの曲率中心
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からの法線に沿う面を設定するのであって（本件明細書５頁５～６行及び本件特許

に係る第５図（甲２０の５頁）参照），当該面に対し，引用発明１の墨出しパター

ン表示方法を使用することができることは明らかであるから，原告らの主張するよ

うに「引用発明１の技術的思想は，計画トンネル線形（曲線区間）を想定していな

い」ということはできない。

この点に関する原告らの主張も，結局のところ，その前提を誤るものとして，失

当といわざるを得ない。

(3) したがって，取消事由５は理由がない。

６ 結論

以上の次第であるから，原告ら主張の取消事由はいずれも理由がなく，原告らの

請求は棄却されるべきものである。

知的財産高等裁判所第４部

裁判長裁判官 滝 澤 孝 臣

裁判官 本 多 知 成

裁判官 浅 井 憲
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